INTERNATIONALEfU^CHERCHENBERICHT n^^" 



Int^^ males Aktenzeichen 

PCT/DE 99/01178 



&. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 6 C12N15/12 C07K14/47 C07K16/18 C12N1/21 C12N5/10 

C12N15/1Q C12N15/62 C12N15/70 C12N15/79 C12Q1/68 
GG1N33/68 A61K38/17 A61K48/00 

Nach der Internationafen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nattonalen Klasstfikation und der IPK 



8. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechorchierter MindastprUfstotf (Klassrfikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 C07K C12N C12Q 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehbrende Veroffentiichungen, soweit diese unter die recherchterten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* 


Bezeichnung der Veroffentiichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


A 


SINGH, M. ET AL.: "Decreased expression 


1 




of functional human chorionic 






gonadotropin/ luteinizing hormone receptor 






gene in human uterine leiomyomas" 






BIOLOGY OF REPRODUCTION, 






Bd. 53, 1995, Seiten 591-597, XP002128937 






Seite 594, rechte Spalte, "Results" 




A 


LESSL, M. ET AL.: "Comparative messenger 


1 




ribonucleic acid analysis of imnediate 






early genes and sex steroid receptors in 






human leiomyoma and healthy myometrium" 






THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 






METABOLISM, 






. Bd. 82, Nr. 8, 1997, Seiten 2596-2600, 






XP002128938 






Figur 1 und 4 






-/-- 





Weitere Veroffentiichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



□ 



Siehe An hang Patentfamtiie 



0 Beaondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 
"A" Veroffentiichung, die den allgemeinen Stand derTechnik defmiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

*E" aiteres Ookument, das jedooh erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentticht warden ist 

*L* VerdffentUchung, die gee ig net tst t etnen Prioritatsansprucb zwerfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oderduroh die das Veroffentlichungs datum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentiichung, die etch auf eine mundliche Offenbarung, 

erne Benutzung, eine Ausstettung oder andere MaOnahmen bezieht 
"P" Veroffentiichung, die vor dem inte r nation ate n Anmeldedatum, aber nach 



T* Spatere Veroffentiichung, die naoh dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentticht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht koilidiert, sondern nur zum Verstandnrs des der 
Erf in dung zugrundeliegendan Prinztps oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentiichung nioht ais neu oder auf 
erfinderracher Tafa'gkeft beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentiichung mit einer oder mehreren anderen 
Verflffentiichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fQr etnen Fachmann nahetiegend ist 

Veroffentiichung, die Mrtglied derselben Patentfamiiie ist 



Datum des Abschiusses der internationafen Recherche 

31. Januar 2000 


Absendedatum des intemationalen Recherchenbenchts 

2 0. Oi 00 


Name und Postanschrift der Intemationalen Reoherehenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Sevollmaohtigter Bediensteter 

Alt, 6 



Formblalt PCT/tSA/210 (Biatt 2) (JuJi 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONAL^ RECHERCHENBERICHT 



TTter males Aktenzeichen 

PCT/DE 99/01178 



C(FortsetZung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Verdrfenttichung, soweit erfordertbh unter Angabe der in Betracht kommenden TeUe 



Betr. Anspruch Nr. 



A 



Hillier, L. et al.:"The WashU-Merck EST 

Project": zo28d01.rl Stratagene colon; 

Homo sapiens cDNA clone 588193 5' 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA35169; ACCESSION 

NUMBER AA135168, 10. Dezember 1996 

XP0O2128940 

das gesamte Dokument 

Adams M.D. et al . 

EST43874, endometrial tumor Homo sapiens 
cDNA 5' end 

EMBL DATABASE ENTRY HSZZ43104; ACCESSION 

NUMBER AA338040; 18. April 1997 

XP002128941 

das gesamte Dokument 

Hillier, L. et al.:"The WashU-Merck EST 

Project": ze64a03.rl Soares retina N2b4HR 

homo sapiens cDNA clone 363724 5' 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA20113; ACCESSION 

NUMBER AA2Q869, 27. November 1996 

XP002128942 

das gesamte Dokument 

COLLINS, 0.: "Phage display" 

ANNUAL REPORT IN COMBINATORI YL CHEMISTRY 

AND MOLECULAR DIVERSITY, 

Bd. 1, - 1997 Seiten 210-262, XP000770016 

BON FIELD, J. ET AL. : "A new DNA sequence 

assembly program" 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 

Bd. 23, 1995, Seiten 4992-4999, 

XP000872808 

in der Anmeldung erwahnt 

SCHULER, G.D.: "Sequence mapping by 
electronic PCR" 
GENOME RESEARCH, 

Bd. 7, - 1997 Seiten 541-550, XP002127628 
in der Anmeldung erwahnt 

SCHMITT, A.O. ET AL. : "Exhaustive mining 
of EST libraries for genes differentially 
expressed in normal and tumor tissue" 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 
Bd. 27, Nr. 21, 

1. November 1999 (1999-11-01), Seiten 
4251-4260, XPO0O872807 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,24, 
26,34,38 



22,25 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Ml 



Inter >nales Aktenzeichen 

CT/DE 99/01178 



Kategorie 0 Bezeichnung der Verfiffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



Hillier, L. et al.:"The WashU-Merck EST 

Project": zo28d01.rl Stratagene colon; 

Homo sapiens cDNA clone 588193 5' 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA35169; ACCESSION 

NUMBER AA135168, 10. Dezember 1996 

XP002128940 

das gesamte Dokument 

Adams M.D. et al . 

EST43874, endometrial tumor Homo sapiens 
cDNA 5' end 

EMBL DATABASE ENTRY HSZZ43104; ACCESSION 

NUMBER AA338040; 18. April 1997 

XP002128941 

das gesamte Dokument 

Hillier, L. et al.:"The WashU-Merck EST 

Project": ze64a03.rl Soares retina N2b4HR 

homo sapiens cDNA clone 363724 5' 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA20113; ACCESSION 

NUMBER AA20869, 27. November 1996 

XP002128942 

das gesamte Dokument 

COLLINS, J.: "Phage display" 

ANNUAL REPORT IN COMBINATORI YL CHEMISTRY 

AND MOLECULAR DIVERSITY, 

Bd. 1, - 1997 Seiten 210-262, XP000770016 

BONFIELD, J. ET AL. : "A new DNA sequence 

assembly program" 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 

Bd. 23, 1995, Seiten 4992-4999, 

XPO00872808 

in der Anmeldung erwahnt 

SCHULER, G.D.: "Sequence mapping by 
electronic PCR" 
GENOME RESEARCH, 

Bd. 7, - 1997 Seiten 541-550, XP002127628 
in der Anmeldung erwahnt 

SCHMITT, A.O. ET AL. : "Exhaustive mining 
of EST libraries for genes differentially 
expressed in normal and tumor tissue" 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 
Bd. 27, Nr. 21, 

1. November 1999 (1999-11-01), Seiten 
4251-4260, XP00O872807 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,24, 
26,34,38 



22,25 



Fonnbiatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (JuN 1992) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inter males Aktenzeichen 

IDE 99/01178 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELDUNWREGENST ANDES 

IPK 6 C12N15/12 CG7K14/47 C07K16/18 C12N1/21 C12N5/1G 
C12N15/10 C12N15/62 C12N15/70 C12N15/79 C12Q1/68 
G01N33/68 A61K38/17 A61K48/0O 

Nach der Internationalen Patentklassrfikation (IP K) oder nach der nation ale n K lass iftkat ton und der IPK 

B. RECHEBCHIERTE GEBIETE 

Recherchierter Mindestprufstoff (K lass tfikations system und Klassrfikationssymbole ) 

IPK 6 C07K C12N C12Q 



Recherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff gehorende Veroffentiichung en, s owe it diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



W ah rend der international en Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* 


Bezeichnung der Veroffentiichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


A 


SINGH, M. ET AL.: "Decreased expression 


1 




of functional human chorionic 






gonadotropin/ luteinizing hormone receptor 






gene in human uterine leiomyomas" 






BIOLOGY OF REPRODUCTION, 






Bd. 53, 1995, Seiten 591-597, XP002128937 






Seite 594, rechte Spalte, "Results" 




A 


LESSL, M. ET AL.: "Comparative messenger 


1 




ribonucleic acid analysis of iimiediate 






early genes and sex steroid receptors in 






human leiomyoma and healthy myometrium" 






THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 






METABOLISM, 






Bd. 82, Nr. 8, 1997, Seiten 2596-2600, 






XP002128938 






Figur 1 und 4 











Wertere Ver&ffentlichungen sind der Forts etzung von Fetd Czu 
entnehmen 



□ 



Siehe An hang Patentfamiiie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentiichung en 
'A* Ver6ffentiichung f die den allgemeinen Stand derTechnik definiert, 
aber nicht ats besonders bedeutsam anzusehen ist 

*E" alteres Dokument, das jedooh erst am oder nach dem internationalen 
Anmelde datum veroffentlicht worden ist 

*L" Veroffentiichung, die geeignet ist, einen Priorrtats anspruch zwerfelhaft er- 
scheinen zu lass en, oder duroh die das Ver5fferrtlichungs datum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung befegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Vereffentiichung, diesich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstettung oder andere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentiichung, die vor dem internationalen An m eld edatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere VeroffenUichung, die naoh dem international en Anmelde datum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht koBidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auf grund diese r Veroffentiichung nicht ais neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentiichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahettegend ist 

'&' Veroffentiichung, die M'rtglied dersetben Patentfamiiie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

31. Januar 2000 


Abs ended atum des internationalen Recherchenberichts 

2 0. Oi 00 


Name und Postansehrift der Internationalen ftecherchenbeh&rde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-301 B 


B e volt mac htigter Bedtensteter 

Alt, G 



Formblatl PCT71SA/210 (Blalt 2) (Juli 1992) 
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Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99 /01178 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspriiche Nr. : 35-37 



Die geltenden Patentanspruche 35-37 beziehen sich auf eine 
unverhaltni smaBig groBe Zahl mbglicher Produkte und deren Verwendungen, 
welche sich weder im Sinne von Art. 6 PCT auf die Beschreibung stutzen 
noch als im Sinne von Art. 5 PCT in der Patentanmeldung als offenbart 
gel ten kdnnen. Im vorliegenden Fall fehlt den Patentanspriichen die 
entsprechende Stutze und fehlt der Patentanmeldung die ndtige Offenbarung 
in einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle Recherche uber den gesamten 
erstrebten Schutzberei ch unmoglich erscheint. Daher wurde keine Recherche 
fiir besagte Produkte und deren Verwendungen ausgefuhrt. 





In* ationales Aktenzeichen 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


PCT/DE 99/01178 



Feid I Bemerkungen zu den Ansprtichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 aul Blatt 1) 



GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus foigenden GrOnden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstelJt: 
1 . [ | Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. QT) Anspruche Nr. 35~37 

weil sie sich auf Teile der internationaien Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolle intern ation ale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 

Siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. J I Anspruche Nr. 

weil es sich dabei urn abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regal 6.4 a) abgefafit sind. 
Feld li Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die international Recherchen be horde hat festgesteM, daB diese international Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

Siehe Zusatzblatt 



Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzttchen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 1 intern ation ale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

[ | Da f°r al]e recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer sofchen Gebuhr aufgefordert. 



3. [ [ Da der Anmelder nur einige der erf order) ich en zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

Internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

Anspruche Nr. 



4 - I X 1 Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der intemationaJe Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Ansprtichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in foigenden Anspruchen er- 

1-38 (teilweise, soweit sie sich auf SEQ ID Nos 14 sowie 32-34 
beziehen) 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs | | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| [ Die Zahlung zusatzlicher RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/I S A/2 1 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (1 ))(JuIi 1998) 



INTERNATION 



A^^ARCH REPORT pjK 



rial Application No 

Pi^TDE 99/01178 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 C12N15/12 C07K14/47 C07K16/18 C12N1/21 C12N5/10 

C12N15/10 C12N15/62 C12N15/70 C12N15/79 C12Q1/68 

G01N33/68 A61K38/17 A61K48/00 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 C07K C12N C12Q 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



SINGH, M. ET AL.: "Decreased expression 
of functional human chorionic 
gonadotropin/ luteinizing hormone receptor 
gene in human uterine leiomyomas 11 
BIOLOGY OF REPRODUCTION, 
vol. 53, 1995, pages 591-597, XP002128937 
Page 594, Right-hand coloumn, "Results 11 

LESSL, M. ET AL. : "Comparative messenger 
ribonucleic acid analysis of imnediate 
early genes and sex steroid receptors in 
human leiomyoma and healthy myometrium" 
THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM, 

vol, 82, no. 8, 1997, pages 2596-2600, 

XP002128938 

figures 1 and 4 

-/-- 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



□ 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

*A a document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

*L" document which may throw doubts on priority claim (s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

'P* document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X* document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&' document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

31 January 2000 


Date of mailing of the international search report 

£0. OiOO 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Alt, G 



rorm PCT/13A/210 (second sheet) {July 1992) 
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INTERNATI^^L SEARCH REPORT ^|*en, ..onal Application No 

^P>CT/DE 99/01178 


C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category ° 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


Y 
A 


nil iter , L. . cl a 1 . . iiic jIiu i ici c j i 

Project": zo28dGl.rl Stratagene colon; 
Homo sapiens cDNA clone 588193 5' 
EMBL DATABASE ENTRY HSAA35169: ACCESSION 
NUMBER AA135168, 10 December 1996 
XP002 128940 

See the whole document 


1-3 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 


x 


Arlam^ M D Pt al 

EST43874, endometrial tumor Homo sapiens 
cDNA 5' end 

EMBL DATABASE ENTRY HSZZ43104; ACCESSION 
NUMBER AA338040; 18 April 1997 
XP002 128941 

See the whole document 


1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 


Y 
A 


Hi i iier, l . ex a i . . i ne wa snu-nercK ts i 
Project": ze64a03.rl Soares retina N2b4HR 
homo sapiens cDNA clone 363724 5' 
EMBL DATABASE ENTRY HSAA20113; ACCESSION 
NUMBER AA20869, 27 November 1996 

VDOCI9 1 9ftQd9 
ArUUc Ic.Oy'tc 

See the whole document 


5-10,24, 
26,34,38 


A 


COLLINS, J.: "Phage display" 

ANNUAL REPORT IN COMBINATORI YL CHEMISTRY 

AND MOLECULAR DIVERSITY, 

vol. 1, - 1997 pages 210-262, XP00077G016 


22,25 


A 


BONFIELD, J. ET AL. : "A new DNA sequence 

assembly program" 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 

vol. 23, 1995, pages 4992-4999, 

XP000872808 

cirea in tne appn canon 


1 


A 


SCHULER, G.D.: "Sequence mapping by 
electronic PCR" 
GENOME RESEARCH, 

vol. 7, - 1997 pages 541-550, XP002127628 
cited in the application 




T 


SCHMITT, A.O. ET AL.: "Exhaustive mining 
of EST libraries for genes differentially 
expressed in normal and tumor tissue" 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 
vol. 27, no. 21, 

1 November 1999 (1999-11-01), pages 
4251-4260, XP000872807 


1 



f^rm PCT/ISA/210 (continuation ot second sheet) (July 1992) 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 

PCT/DE 99/01178 



Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 



This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 1 7(2)(a) for the following reasons : 



□ 



Claims Nos.: 

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



2. | y | ClaimsNos.: 35-37 

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such 
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: 

See supplemental sheet ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210 



3. I I ClaimsNos.: 

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). 



Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 



This Internauonal Searching Authority found multiple invemions in this internauonal application, as follows: 

See supplemental sheet 



1 . | | As ail required additional search fees were timely paid by the applicant, this internauonal search report covers all 

searchable claims. 

2 . As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment 
of any additional fee. 

3. j | As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this internauonal search report 
covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 



4. I y I No required additional search fees were timely paid by the applicant Consequently, this internauonal search report is 
L-*- 1 restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. : 

1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos. 14 and 32-34 



Remark on Protest 



| | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. 
[ | No protest accompanied the payment of additional search fees. 



Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992) 



INTERNA 



SEARCH REPORT 




l^nauonai application No. 
PCT/DE 99/01178 



ADDITIONAL MATTER PCT/ISA 210 

Continuation of box 1.2 
Claims Nos. 35-37 

Claims Nos. 35-37 relate to a disproportionately large number of possible products and the 
uses thereof that are neither supported by the description according to the terms of Article 6 
PCT nor able to be considered disclosed according to the terms of Article 5 PCT. In the 
present case, the patent claims lack the appropriate support and the patent application lacks 
the required disclosure to such an extent that a meaningful search encompassing the entire 
scope of protection sought seems impossible. For this reason, no search was carried out for 
said products and uses thereof. 
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NOTIFICATION OF ELECTION 


Assistant Commissioner for Patents 




United States Patent and Trademark 


/PPT Rule 61 2) 


Office 




Box PCT 




Washington, D.C. 20231 






Date of mailing (day/month/year) 


in its capacity as elected Office 


16 November 1999 (16.11.99) 




Internationa 1 application No. 


Applicant's or agent's file reference 


PCT/DE99/01178 


51584AWOM1XX24-P 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


15 April 1999(15.04.99) 


17 April 1998(17.04.98) 


Applicant 




SPECHT, Thomas et al 




1. The designated Office is hereby notified of its election made: 


[~X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 


13 October 1999(13.10.99) 


| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 


2. The election | X | was 




| | was not 




made before the expiration of 1 9 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 


Rule 32.2(b). 








Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 




34, chemin des Colombettes 


R. Forax 


121 1 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
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&ERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 



GEBIET DES PATENTWESENS 



p c o 0 8 SEP 2000 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUrjGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
51584AWOM1XX24-P 


siehe Mirteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/01178 


Internationales Anmeldedatum{Tag/Mona*/Ja/7r; 
15/04/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
17/04/1998 


Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C12N 15/00 


Anmelder 

METAGEN GESELLSCHAFT FOR GENOMFORSCHUNG MBH et al. 



1 . Dieser international vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaRt insgesamt 6 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handett es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I Grundlage des Berichts 

Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 
is 


III 

IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Datum der Einreichung des Antrags 
13/10/1999 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
31.08.2000 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

. Europaisches Patentamt 
mtt D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter s^Z*****^ 

Ait. g C-Jy 

Tel. Nr. +49 89 2399 8545 ^ 
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I. Grundlage des B richts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungiich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-83 ursprungliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-38 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/10-10/10 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbark it 

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als 

neu. auf erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung. 

K Anspruche Nr. 1-34 (teilweise), 35-37. 38 (teilweise). 

Begrundung: 
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□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vortaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 



□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 



□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daG kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

S Fur die obengenannten Anspruche Nr. 1-34 (teilweise), 35-37, 38 (teilweise) wurde kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt. 



V. Begrundete Feststellung nach Art ike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: 

Nein 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: 

Nein 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: 

Nein 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Anspruche 4, 1 1 -22, 25, 27-33 

Anspruche 1-3, 5-10, 23, 24, 26, 34, 38 

Anspruche 

Anspruche 1 -34, 38 

Anspruche 1-34,38 
Anspruche 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Berichts 

Zu der Anmeldung gehort ein Sequenz-Protokoll, das die Seiten 48-83 der 
Beschreibung (SEQ ID Nos. 1-55) umfaBt. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

Die folgende Prufung bezieht sich auf Anspruche 1-34 und 38 soweit sie SEQ ID No. 
14 sowie SEQ ID Nos. 32-34 betreffen. 

Neuheit 

Anspruch 1 betrifft Nukleinsaurefragmente, die ein Genprodukt Oder einen Teil davon 
kodieren. Der Anspruch wird daher so verstanden, dass er sich auf die gesamte in SEQ 
ID No. 1 enthaltene Sequenz bezieht, aber auch auf Teile davon. Das gilt auch fur die 
Proteinanspruche 23, 24 und 26. Anspruche 1-3, 5-10, 23, 24, 26, 34 und 38 sind 
daher neuheitsschadlich getroffen von D1 = Hillier, L. et al.:The WashU-Merck EST 
Project': ze64a03.r1 Soares retina N2b4HR homo sapiens cDNA clone 363724 5' 
EMBL DATABASE ENTRY HSAA201 13; ACCESSION NUMBER AA20869, 27. 
November 1996; D2 = Hillier, L. et al.:The WashU-Merck EST Project': zo28d01.r1 
Stratagene colon; Homo sapiens cDNA clone 588193 5' EMBL DATABASE ENTRY 
HSAA35169; ACCESSION NUMBER AA135168, 10. Dezember 1996 und D3 = Adams 
M.D. et al. EST43874, endometrial tumor Homo sapiens cDNA 5' end EMBL 
DATABASE ENTRY HSZZ43104; ACCESSION NUMBER AA338040; 18. April 1997 
(Artikel 33(2) PCT). 

D1, D2 und D3 sind sogenannte ESTs, bzw. deren translatierte Aminosauresequenzen, 
die die folgenden Teile von SEQ ID Nos. 14 oder 32-24 uberdecken: 
Die Basenpaare 1-661 von D1 haben 98,8% Identitat mit den Basenpaaren 17-676 von 
SEQ ID No. 14. Das translatierte Fragment hat 100% Identitat mit Aminosaureresten 
16-76 von SEQ ID No. 32 , 95,8% Identitat mit Aminosaureresten 1-72 von SEQ ID No. 
33 und 97,1% Identitat mit Aminosaureresten 1-70 von SEQ ID No. 34. Das zitierte 
Nukleinsaurefragment D1 kodiert fur einen Teil von SEQ ID No.1 und beschreibt 
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indirekt auch ein komplementares, bzw. hybridisierendes Fragment. Die Tatsache, 
dass es aus Retina-Gewebe und nicht aus Uterusgewebe isoliert wurde, spielt fur die 
Natur des Fragmentes keine Rolle. Das Nukleinsaurefragment kodiert fur ein 
biologisch aktives Polypeptid, wobei die biologische Aktivitat zum Beispiel die 
Immunoreaktivitat sein kann. 

D2: Aminosauren 1-120 haben 97,7% Identitat mit Aminosauren 1 bis 43 von SEQ ID 
No. 32. 

D3: Aminosauren 1-70 haben 98,6% Identitat mit Aminosauren 1-76 von SEQ ID No. 
32. 

Der Gegenstand der Anspruche 4, 1 1-22, 25, 27-33 ist neu gegenuber dem im 
International Recherchenbericht zitierten Stand der Technik. 

Erfinderische Tatigkeit 

Anspruche 1-34 und 38 der vorliegenden Anmeldung erfullen die Erfordernisse von 
Artikel 33(3) PCT nicht. 

Die Anspruche beziehen sich auf ein aus einer cDNA-Genbank isoliertes cDNA 
Fragment und auf Proteine, die den 3 von diesem Fragment ableitbaren Leserahmen 
entsprechen. Es gibt in der Anmeldung keinerlei Hinweise auf eine Expression dieses 
Proteins Oder auf dessen biologische Funktion. Was das cDNA Fragment betrifft, so ist 
beispielsweise keinerlei Zusammenhang gezeigt, ob dessen Uberreprasentation in 
Uterusmyomgewebe tatsachlich ein Indikator fur Uteruskrebs sein konnte. Die 
Anmeldung beschreibt also lediglich transkribierte, bzw. translatierte Sequenzen ohne 
jegliche bekannte nutzliche technische Eigenschaft. 

In diesem Fall kann jede Verbindung des Standes der Technik unabhangig von ihren 
technischen Eigenschaften als Ausgangspunkt fur strukturelle Modifikationen als 
nachster Stand der Technik herangezogen werden. Das von der Anmeldung zu 
losende Problem ist dann als die Bereitstellung weiterer Verbindungen zu formulieren. 
Aus der Vielzahl der Losungsmoglichkeiten fur dieses Problem sind in der Anmeldung 
einige herausgegriffen, namlich SEQ ID No. 14, bzw. 32-34 und Varianten davon. 
Diese Auswahl ist jedoch willkurlich, da sie auf keinem technischem Effekt beruht, der 
mit den strukturellen Modifikationen einhergeht. Einer solchen Auswahl kann jedoch 
keine erfinderische Tatigkeit zuerkannt werden. Der Gegenstand der Anspruche 1-3, 5- 
10, 23, 24, 26, 34 und 38 erfiillt daher die Voraussetzungen des Artikels 33(3) PCT 
nicht. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



► 




* 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/01 1 78 

PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT ____ 



Das Einsetzen der Nukleinsaurefragmente in Expressionskassetten, Wirtszellen, von 
clem kociierten Polypeptide abgeleitete Antikorper, Verwendung der 
Nukleinsaurefragmente zum Beispiel zur Herstellung von Vollange-Genen, urn nur 
einige der zusatzlichen Merkmale aus den weiteren Anspruchen zu nennen, sind 
Merkmale, die an sich bekannt sind. Solche Anspruche konnten daher nur in 
Verbindung mit neuen und erfinderischen Nukleinsaurefragmenten bzw. Polypeptiden 
als erfinderisch gelten. Im Hinblick auf das oben gesagte kann daher dem Gegenstand 
der Anspruche 4, 1 1-22, 25 und 27-33 ebenfalls keine erfinderische Tatigkeit zuerkannt 
werden. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Eine Erfindung sollte normalerweise eine Losung in Hinblick auf ein Problem zur 
Verfugung stellen. In der vorliegenden Anmeldung ist die "Erfindung" jedoch nicht 
offenbart und auch in den Anspruchen nicht klar definiert, so daB es dem Leser der 
Anmeldung obliegt, die Erfindung auszufuhren und das Problem, das die 
hypothetischen Nukleinsaure- und Polypeptidefragmente losen, zu bestimmen. Die 
Anmeldung erfullt daher die Erfordernisse der Artikel 5 und 6 PCT nicht. 

Die Patentanspruche 35-37 beziehen sich auf eine so grosse Zahl moglicher Produkte 
und deren Verwendungen, welche sich weder im Sinne von Artikel 6 PCT auf die 
Beschreibung stutzen noch als im Sinne von Artikel 5 PCT in der Patentanmeldung als 
offenbart gelten konnen. 
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S 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artik 1 18 sowie R g In 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

51584AW0M1XX24-P 


WE1TERES siehe Mitteitung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/1S A/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/01178 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

15/04/1999 


(FrQhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

17/04/1998 


Anmelder 

METAGEN GESELLSCHAFT FUR GENOMFORSCHUNG MBH et al. 



Dieser intemationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser int ema tionale Recherchenbericht umfaBt insgesamt__6 Blatter. 

| | DarQber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in dersie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| I Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung often barten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

|"X~| in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| X | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

PH Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

PH Die Erklarung, dalB die in computerlesbarer Form erfaRten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2. [X] Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. [X] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
fX~| wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 

MENSCHLICHE NUKLEINSAUREFRAGMENTE, DEREN EXPRESSION IN UTERUSMYOMGEWEBE 
ERHOEHT IST 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vdm Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld It) angegebenen Fassung von der BehSrde festgesetzt. Der 

[ | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen [X] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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Feld I B merkung n zu den Anspruchen, di sich als nicht r ch rchierbar rwi sen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaB Artike! 17(2)a) wurde aus folgenden GrGnden fOr bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . | | AnsprGche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Be horde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. 



Anspruche Nr. 35-37 

wei! sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
dafi eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 

Siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. I | Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



F Id tl Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgesteltt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthatt: 

Siehe Zusatzblatt 



□ 



Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 



2 I | Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
' ' zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen GebGhr aufgefordert. 



□ 



Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fQr die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
Anspruche Nr. 



4. X Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
faBt: 

1-38 (teilweise, soweit sie sich auf SEQ ID Nos 14 sowie 32-34 
beziehen) 

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs | | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

[ | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspruche Nr. : 35-37 



Die geltenden Patentanspruche 35-37 beziehen sich auf eine 
unverhal tni smaBig groBe Zahl mbglicher Produkte und deren Verwendungen, 
welche sich weder im Sinne von Art. 6 PCT auf die Beschreibung stutzen 
noch als im Sinne von Art. 5 PCT in der Patentanmeldung als offenbart 
gel ten konnen. Im vorliegenden Fall fehlt den Patentanspruchen die 
entsprechende Stutze und fehlt der Patentanmeldung die notige Offenbarung 
in einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle Recherche uber den gesamten 
erstrebten Schutzberei ch unmoglich erscheint. Daher wurde keine Recherche 
fur besagte Produkte und deren Verwendungen ausgefuhrt. 
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1. 


AnsprLiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 

O A ho7i ahanl 
j4 UcZ I cncit J 


ID 


Nos 


14 


sowie 


32- 




2. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
37 beziehen) 


ID 


Nos 


15 


sowie 


35- 




3. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
oez I enen j 


ID 


Nos 


16 


sowie 


38 und 


39 


4. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
$d Dezienenj 


ID 


Nos 


17 


sowie 


40- 




5. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
*+o Dezienenj 


ID 


Nos 


18 


sowie 


43- 




6. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
uez i enen ) 


ID 


Nos 


30 


sowie 


46 und 


47 


7. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
51 beziehen) 


ID 


Nos 


31 


sowie 


48- 




8. 


Ansprtiche: 


1-38 (teilweise, 
soweit sie sich auf SEQ 
55 beziehen) 


ID 


Nos 


52 


sowie 


53- 





INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNC^^KInST ANDES 
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Nach der Internationalen Patentklass'rfikation (IPK) odernach der nationalen Klassrfikation und der IPK 



Internationales Aktenzeichen 



C12N1/21 
C12N15/79 



DE 99/01178 



C12N5/10 
C12Q1/68 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Reeherohierter MindestprOfstoff (Klassifikationssystem und Klassrfikationssymbole ) 

IPK 6 C07K C12N C12Q 



Recherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff geherende Verdffentlichungen, sows it diese unter die reoherchierten Sebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuttierte elektronische Oatenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 
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Kategorie° Bezeichnung der Verflffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruoh Nr. 



expression 



SINGH, M. ET AL.: "Decreased 
of functional human chorionic 
gonadotropin/ luteinizing hormone receptor 
gene in human uterine leiomyomas" 
BIOLOGY OF REPRODUCTION, 
Bd. 53, 1995, Seiten 591-597, XP002128937 
Seite 594, rechte Spalte, "Results" 

LESSL, M. ET AL.: "Comparative messenger 
ribonucleic acid analysis of immediate 
early genes and sex steroid receptors in 
human leiomyoma and healthy myometrium" 
THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM, 
Bd. 82, Nr. 
XPO02128938 
Figur 1 und 



8, 1997, Seiten 2596-2600, 



4 



-/- 
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° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veraffentliohung, die den allgemeinen Stand derTeohnik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen Est 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veraffentlicht worden ist 

"L" Ver5ffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zwerfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oderdurch die das Vereffentlichungs datum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefGhrt) 

"O" Vereffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oderandere MaBnahmen bezieht 
"P" Vereffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veraffentlicht worden ist 



T" Spatere Vereffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Priorttatsdatum veraffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundefiegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auf grund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erflnderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Vereffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht aJs auf erflnderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahetiegend ist 
Vereffentlichung, die M'rtglied derselben Patentfamilie ist 
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Kategorie 0 Bezeichnung der VerOffentlichung, so we it erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



Hillier, L. et al.:"The WashU-Merck EST 

Project": zo28d01.rl Stratagene colon; 

Homo sapiens cDNA clone 588193 5' 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA35169; ACCESSION 

NUMBER AA135168, 10. Dezember 1996 

XPO02128940 

das gesamte Dokument 

Adams M. D. et al . 

EST43874, endometrial tumor Homo sapiens 
cDNA 5' end 

EMBL DATABASE ENTRY HSZZ43104; ACCESSION 

NUMBER AA338040; 18. April 1997 

XP002128941 

das gesamte Dokument 

Hillier, L. et al . : "The WashU-Merck EST 

Project": ze64a03.rl Soares retina N2b4HR 

homo sapiens cDNA clone 363724 5" 

EMBL DATABASE ENTRY HSAA20113; ACCESSION 

NUMBER AA20869, 27. November 1996 

XP002128942 

das gesamte Dokument 

COLLINS, J.: "Phage display" 

ANNUAL REPORT IN COMBINATORI YL CHEMISTRY 

AND MOLECULAR DIVERSITY, 

Bd. 1, - 1997 Seiten 210-262, XP00O770G16 

BONFIELD, J. ET AL. : "A new DNA sequence 

assembly program" 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 

Bd. 23, 1995, Seiten 4992-4999, 

XP0O0872808 

in der Anmeldung erwahnt 

SCHULER, G.D.: "Sequence mapping by 
electronic PCR" 
GENOME RESEARCH, 

Bd. 7, - 1997 Seiten 541-550, XP002127628 
in der Anmeldung erwahnt 

SCHMITT, A.O. ET AL.: "Exhaustive mining 
of EST libraries for genes differentially 
expressed in normal and tumor tissue" 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 
Bd. 27, Nr. 21, 

1. November 1999 (1999-11-01), Seiten 
4251-4260, XPOG0872807 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,23, 

24,26, 

34,38 



1-3, 

5-10,24, 
26,34,38 



22,25 
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Imen^^Pal application No. 
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ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210 

1. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 14 and 32-34 ) 

2. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 15 and 35-37) 

3. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 16 and 38 and 39) 

4. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos. 1 7 and 40 and 42 ) 

5. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 18 and 43-45 ) 

6. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 30 and 46 and 47) 

7. Claims Nos. 1-38 (in part, in so far as they relate to SEQ ID Nos 3 1 and 48-51) 

8. Claims Nos. 1-38 (in pan, in so far as they relate to SEQ ID Nos 52 and 53-55) 



Form PCT/ISA/210 (paient family annex) (July 1992) 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99 /G1178 
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INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 6 : 
C12N 15/12, C07K 14/47, 16/18, C12N 
1/21, 5/10, 15/10* 15/62, 15/70, 15/79, 
C12Q 1/68, G01N 33/68, A61K 38/17, 48/00 



A3 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 99/54448 

28. Oktober 1999 (28.10.99) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/0 1 1 78 

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. April 1999 (15.04.99) 



(30) Prioritatsdaten: 

198 17 947.2 



17. April 1998 (17.04.98) 



DE 



(71) Anmelder (fiir atle Bestimmungssiaaten ausser US): META- 

GEN GESELLSCHAFT FUR GENOMFORSCHUNG 
MBH [DE/DE]; Ihnestrasse 63, D-14195 Berlin (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): SPEOJT, Thomas [DE/DE]; 
Grabcnstrasse 14, D- 12209 Berfin (DE). illNZMANN, 
Bernd [DE/DE]; Parkstrasse 19, D-13127 Berlin (DE). 
SCHMITT,_Armin [DE/DE]; Laubacher Strasse 6/II, 
B=TlT97~Ber]in (DE). PILARS&Y, Christian [DE/DE]; 
Heinrich-Lange-Strasse 13c, D-01474 Schdnfeld-Weissig 
(DE). DAHL, Edgar [DE/DE]; Eleonore-Procheska-Strasse 
6, D-l 44fflJPbtsdam (DE). ROSENTH^, Andrd [DE/DE]; 
Koppenplatz 10, D-10115 Berlin (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europaisches Patent (AT, BE, 
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Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe- 
richts: 6. Juli 2000 (06.07.00) 



^54) Title: HUMAN NUCLEIC ACID SEQUENCES, INCREASED EXPRESSION THEREOF IN UTERUS MYOMA TISSUE 



;J54) Bezeichnung: MENSCHLICHE NUKLEINSAUREFRAGMENTE, DEREN EXPRESSION IN UTERUSMYOMGEWEBEER- 
j _ HOEHT 1ST 

(57) Abstract 



The invention relates to human nucleic acid sequences (mRNA, cDN A, genomic sequences) of uterus myoma tissue, coding for 
genetic products or parts thereof, in addition to the use thereof. The invention also relates to the polypeptides obtained according to said 
sequences and to the use thereof. 

(57) Zusammenfassung ^ 

Es werden menschliche Nukleinsauresequenzen - mRNA, cDNA, genomische Sequenzen - aus Uterusmyomgewebe, die fiir 
Genprodukte Oder Teile davon kodieren, und deren Verwendung beschrieben. Es werden weiterhin die tlber die Sequenzen erhaltlichen 
Polypeptide und deren Verwendung beschrieben. 
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